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Prufungsantrag, Einzahlungstag am 30. Marz 2004 

Eingabe vom 1. Dezember 2004 eingegangen am 2. Dezember 2004 

Die weitere Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur Aulierung wird eine Frist von 

4 Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der Aufterung gegebenenfalls beigefugt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die Aufierung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmel- 
der, sofem die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an 
welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unteriagen offenbart 
sind. 

Werden die vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Anderungen vom Anmelder an- 
genommen, ist den Reinschriften eine Erklarung beizufugen, dass die Reinschriften keine uber die vom 
Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagenen Anderungen hinausgehende Anderungen erhalten 
(§ 15 Absatz 4 PatV). In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt (Bei 
deren Nummerierung gilt diese auch fur das weitere Verfahren): 
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Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 
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E3: JP 07 155 974 A (abstract). DOKIDX [online][recherchiert am 
19.4.2006]. In: DEPATIS. 

E4: DE 199 47 719 A1 

1. Dem weiteren Prufungsverfahren liegen die Patentanspruche 1 und 8 
vom 1. Dezember 2004 sowie die ursprunglichen Anspruche 2 - 7, 9 
und 10 zugrunde, mit denen das Prufungsverfahren antragsgemafc 
fortgesetzt wird. 

Der geltende Patentanspruch 1 wurde auf eine Variante des 
ursprunglichen Patentanspruchs 1 beschrankt. Der geltende 
Patentanspruch 8 setzt sich aus Merkmalen des ursprunglichen 
Patentanspruchs 8 und einem Merkmal aus der Beschreibung (vgl. 
bspw. S. 8, Abs. 1) zusammen. Die Patentanspruche 1 und 8 werden 
somit durch die ursprungliche Offenbarung gestutzt und sind daher 
zulassig. 

2. Hinsichtlich des Beurteilung der Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 
kann sich die Prufungsstelle der Argumentation der Anmelderin 
anschlieSen. Das in Patentanspruch 12 beanspruchte Verfahren beruht 
somit auf erfinderischer Tatigkeit. Patentanspruch 1 ist demnach 
gewahrbar. 

3. Aus der nachveroffentlichten Druckschrift El ist ein beschichtetes 
Blech mit aus der Oberflache herausragenden, gleichmaSig konturierten 
Topographieanderungen gemaG Oberbegriff des geltenden 
Patentanspruchs 8 bekannt (vgl. [0011]). Ferner erkennt der Fachmann 
bei der Lekture der E1 die Absicht, eine flachige Erhebung zu 
erzeugen, da dort zufn einen der Laserstrahl zu Erzeugung der 
Topographieanderungen eine Bewegung mit transversalen und 
longitudinalen Komponenten ausfuhrt, also flachig uber die 
Bearbeitungsstelle gelenkt wird, zum anderen ein defokussierter 
Laserstrahl eingesetzt wird (vgl. [001 6]). Demzufolge vermag der 
sachkundige Fachmann der E1 durchaus das Merkmal entnehmen, 
wonach der Spitzenradius der Topographieanderung grolier ist als 
deren Hohe, so dass der Gegenstand des nebengeordneten 
Patentanspruchs 8 nach wie vor mangels Neuheit nicht patentfahig ist. 

Im ubrigen ist ein derart beschichtetes Blech gemali Patentanspruch 8 
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beispielsweise auch aus der E3 vorbekannt (vgl. FIGUR). 

Ferner ist es in Kenntnis der E3 fur den Fachmann durchaus nahe 
liegend, beschichtete Bleche aus hdherfestem Stahl mit einer aus der 
Oberflache herausragenden Topografieanderung zu versehen, zumal 
Bleche aus derartigen Werkstoffen bekanntermaften aus Grunden der 
Gewichtseinsparung im Automobilbau verbreitet sind (vgl. E4: Sp. 1, Z. 
6 - 24). Demzufolge ist Patentanspruch 10 mangels erfinderischer 
Tatigkeit nicht gewahrbar. 

4. Bei dieser Sachlage kann derzeit die nachgesuchte Patenterteilung 
lediglich fur ein Verfahren gemaU Patentanspruch 1 und den 
nachgeordneten Patentanspruchen 2 - 7 in Aussicht gestellt werden. 
AuSerdem stunde die Patentfahigkeit eines nach ejnem Verfahren 
gemali den Patentanspruchen 1-7 hergestellten beschichteten 
Bleches derzeit nicht in Frage, so dass auch ein derartiger Antrag 
erfolgversprechend ware. 

Fur die Patenterteilung ware eine an das Ergebnis der Prufung 
angepasste Beschreibungseinleitung erforderlich. Zudem ware in der 
Beschreibung auf S. 10, Z. 20 und auf S. 13, Z. 3 der Begriff Jateralen" 
durch „transversalen u zu ersetzten (vgl. Patentanspruch 1). 

5. Mit den geltenden Unterlagen und im beantragten Umfang ist eine 
Patenterteilung noch nicht moglich; die Anmeldung musste vielmehr 
zuruckgewiesen werden. 

Von der Anberaumung einer Anhorung konnte abgesehen werden, da 
hier keine sachlichen oder rechtlichen Fragen zu klaren sind, die sich 
nicht im schriftlichen Verfahren erortern lieSen. 



(Hausruf 2737) 



Dr. Brecht 



Prufungsstelle fur Klasse B23K^ 




Anlage: - Ablichtung von 2 Druckschriften 



